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Mal nr 11-015

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 24 februari 2012

Klagande

ara AG

Zur Schlenkhecke 4, Langenfeld, Tyskland
Ombud: Rennenkampff & Partner AB

Box 104, 551 13 Jonkoping

SAKEN
Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen A

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 oktober 2010
angaende int.reg. nr 951.816, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
fragan om giltighet 1 Sverige av den internationella varumarkes-
registreringen av bokstaven A ater till PRV for fornyad provning.
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YRKANDEN M.M.

ara AG har 1 Patentbesvarsratten vidhallit att den internationella
registreringen av bokstaven A ska medges giltighet 1 Sverige.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid vid att varuméarket A 1
sig besitter erforderlig sarskiljningsférmaga for de varor i klasserna 18
och 25 som omfattas av registreringen

Bolaget har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande. Det ar fel att
utga ifran att ensbokstavsmiérken i standardtypsnitt generellt saknar
sarskiljningsférmaga och att frihallningsbehov foreligger. Detta har ocksa
fastslagits 1 praxis, bl.a. 1 EU-domstolens dom den 9 september 2010 1
arende C-265/09 P, tecknet alfa, och OHIMs beslut den 28 juli 2010 1
invandningsédrende B 1 573 859 dar OHIM upphévde registreringen av
ett yngre varumérke och bl.a. uttalade att bolagets dldre mérke A inte
var beskrivande for de varor som méarket omfattade och att det besatt "at
least a minumum degree of inherent distinctiveness” vilket bekréaftades
av att bolagets marke registrerats 1 Tyskland.

aras varumérke anger varken varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anviandning, varde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller
tiden for varornas framstallning. Varumérket har heller inte 1 dagligt
sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli
en sedvanlig beteckning for varorna. Inom sko- och vaskbranschen
anvinds inte beteckningen A for att beskriva varorna, varken som
typbeteckning, kodbeteckning eller storleksangivelse. En registrering av
av varumaérket A for bolaget innebéar saledes inte att andra naringsidkare
hindras att marknadsfoéra sina identiska eller liknande varor. Varu-
market A adr saledes dgnat att fungera som individualiseringsmedel for
varorna och omsattningskretsen kommer att harleda varornas kom-
mersiella ursprung till ara. Anledningen till detta ar bl.a. att bokstavent
A utgor den vasentligaste delen av firmanamnet och tillika bolagets
housemark ARA. Inom skobranschen ar bolaget synnerligen etablerat och
valkant 1 Europa och dven 1 Sverige.

Den i frigavarande registreringen har beviljats giltighet i Osterrike,
Benelux, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Slovenien och

USA.

Bolaget har givit in viss utredning i malet.
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SKAL

Av EU-domstolens rattspraxis framgar att det alltid maste goras en
konkret bedomning av ett varumaérkes sarskiljningsférmaga 1 forhallande
till de varor eller tjanster som avses 1 ansékan (se EU-domstolens
avgorande 1 mal C-265/09 P, BORCO-Marken-Import Matthiesen, p. 35

med hénvisningar).

Det foreligger ddrmed inte hinder mot giltigheten 1 Sverige av den
internationella registrering av varumarket A pa det i det 6verklagade
beslutet anforda skalet, dvs. att ensamratt normalt inte kan erhallas for
en enstaka bokstav. Avgorande ar 1 stillet om bokstaven A ar
beskrivande for de varor som méarket avser och, om sa inte &r fallet, om
market 1 form av bokstaven A dr dgnat att uppfattas som ett kdnnetecken
for dessa produkter (jfr Patentbesvarsriattens avgoranden 1 mal 09-125,
bokstaven e 1 figur, och mal 09-142, bokstaven S 1 visst utférande).

Market har 1 och for sig en synnerligen enkel utformning bestaende
enbart av bokstaven A i vanligt typsnitt. PRV har emellertid inte prévat
om bokstaven A ar dgnad att uppfattas som ett kinnetecken for de varor
som méarket avser eller om det annars dr artangivande eller 1 6vrigt
beskrivande for nagon av dessa produkter.

Pa grund av det anforda och da det ar lampligast att dessa fragor provas
av PRV som forsta instans ska det 6verklagade beslutet undanrdéjas och
fragan om giltigheten i1 Sverige av den internationella registreringen av
varumarket A visas ater till verket for fornyad prévning.

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande
och referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



